Sygn. akt XXI11 GWo 48/20

POSTANOWIENIE
Dnia 1 pazdziernika 2020 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat Wtasnos$ci Intelektualnej w sktadzie:
Przewodniczacy: SSO Agnieszka Matlak

po rozpoznaniu w dniu 1 pazdziernika 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku obowigzanej Z. k.s. z siedzibg w Pradze

z udziatem uprawnionej N. AG z siedziba w Bazylei

0 uchylenie lub zmian¢ prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia

wydanego przez Sad Okregowy w Warszawie w sprawie XX GCo 44/14

postanawia:

whniosek oddalié.

SSO Agnieszka Matlak



XX11 GWo 48/20
Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 14 lipca 2020 r. obowigzana Z. k.s. z siedzibg w Pradze wniosta o
uchylenie w caloéci zabezpieczenia udzielonego przez Sad Okrggowy w Warszawie
postanowieniem z dnia 12 marca 2014 r., sygn. akt XX GCo 44/14, w brzmieniu ustalonym
w postanowieniu Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2015 r., sygn. akt VI
Acz 6163/14 1 o zasadzenie na rzecz obowigzanego kosztow postgpowania wywotanego
ztozeniem wniosku wedtug norm przepisanych (wniosek, k. 4 — 10 akt).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 sierpnia 2020 r. uprawniona N. AG z siedziba w
Bazylei wniosta o oddalenie wniosku, jako oczywiScie bezzasadnego ze wzgledu na fakt, ze
nie doszto do odpadnigcia lub zmiany przyczyn udzielenia zabezpieczenia roszczen, ktore
uzasadnialyby uwzglednienie wniosku na podstawie art. 742 § 1 k.p.c. (odpowiedz na
wniosek, k. 22 — 52 akt).

Sad ustalil i zwazyl, co nast¢puje:

Postanowieniem z dnia 12 marca 2014 r. Sad Okregowy w Warszawie w sprawie o
sygn. akt XX GCo 44/14 postanowil udzieli¢c N. AG w Bazylei zabezpieczenia roszczenia o
zaniechanie przez Z. k.s. w Pradze naruszen patentu zarejestrowanego przez Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem PL 209733, zatytulowanego Zastosowanie:4-(4-
metylopiperazyno-1-ylometylo)-N-[4-metylo-3-(4-pirydyn-3-ylo)pirymidyn-2-
yloamino)fenylo]benzamidu w leczeniu Zoladkowo-jelitowych guzéw podscieliskowych,
polegajacych na wytwarzaniu, importowaniu, uzywaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do
obrotu produktow leczniczych o nazwie handlowej IMATINIB ZENTIVA lub o innej nazwie
handlowej, zawierajacych substancj¢ czynng Imatinib, i zgodnie z Charakterystyka Produktu
Leczniczego, wskazywanych w leczeniu adjuwantowym dorostych pacjentéw z istotnym
ryzykiem nawrotu po zabiegu usunigcia Kit (CD 117) - dodatnich nowotwordéw
podscieliskowych przewodu pokarmowego (GIST), ktére to zastosowanie chronione jest
patentem PL 209733, poprzez:

a. Zakazanie obowigzanej — na czas trwania procesu — uzywania, oferowania,
wprowadzania do obrotu, wytwarzania, importowania produktéw leczniczych o nazwie
handlowej IMATINIB ZENTIVA lub o innej nazwie handlowej, zawierajacych substancje
czynng imatinib, z przeznaczeniem — zgodnie z Charakterystyka Produktu Leczniczego —

na zastosowanie w leczeniu adjuwantowym dorostych pacjentow z istotnym ryzykiem
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nawrotu po zabiegu usuni¢cia Kit (CD 117) - dodatnich nowotwordéw podscieliskowych
przewodu pokarmowego (GIST), chronione patentem PL 209733;

b. zajecie produktow leczniczych o nazwie handlowej IMATINIB ZENTIVA
Z przeznaczeniem na zastosowanie w leczeniu zotadkowo-jelitowych  guzow
podscieliskowych (GIST), znajdujacych si¢ w miejscu prowadzenia przez obowigzang
dziatalno$ci gospodarczej oraz wszelkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w
zwigzku z wykonaniem zabezpieczenia (postanowienie z dnia 12 marca 2014 r., k. 331 - 332
akt sprawy o sygn. XX GCo 44/14).

W uzasadnieniu postanowienia, Sad Okregowy wskazal ze N. A.G. nalezycie
wykazala, ze przystuguje jej prawo z patentu PL 209733 na oznaczony wynalazek, za$§ Z. K.S.
narusza tenze patent wprowadzajac do obrotu produkt leczniczy IMATINIB ZENTIVA ze
wskazaniem jego stosowania w leczeniu adjuwantowym dorostych pacjentéw z istotnym
ryzykiem nawrotu po =zabiegu usunigcia Kit (CD 117) - dodatnich nowotwordéw
podscieliskowych przewodu pokarmowego (GIST), tozsamy z zastosowaniem chronionym
patentem na rzecz N. A.G. Sad przyjat takze, ze Z.k.s. korzystata z wynalazku uprawnionej w
celach zawodowych i1 zarobkowych, co uzasadnialo przyjecie, ze N. A.G. sluza Zadania
zaniechania wytwarzania, importowania, uzywania, oferowania i wprowadzania do obrotu
produktu leczniczego o nazwie handlowej IMATINIB ZENTIVA lub o jakiejkolwiek innej
nazwie, zawierajacego substancje czynng imatinib, w celu zastosowania go w leczeniu GIST.

Sad Okregowy wuznal takze, iz N. A.G. uprawdopodobnita interes prawny
w uzyskaniu zabezpieczenia, zmierzajacego do odpowiednio wczesnego natozenia
na obowigzang tymczasowych zakazow, by ograniczy¢ negatywne skutki jej bezprawnych
dziatan, zapobiec wyrzadzeniu szkody lub zmniejszy¢ jej wymiar (uzasadnienie
postanowienia z dnia 12 marca 2014 r., k. 333 — 339 akt sprawy o sygn. XX GCo 44/14).

Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2015 r. Sad Apelacyjny w Warszawie w sprawie
o sygn. akt VI Acz 6163/14 postanowil zmieni¢ zaskarzone postanowienie Sagdu Okrggowego
w Warszawie z dnia 12 marca 2014 r., sygn. akt XX GCo 44/14 w czgsci w ten sposob, ze:

1. oddalit wniosek o zabezpieczenie poprzez zajecie produktow leczniczych o nazwie
handlowej Imatinib Zentiva z przeznaczeniem na zastosowanie w leczeniu zoladkowo-
jelitowych guzow podscieliskowych (GIST), znajdujacych si¢ w miejscu prowadzenia
przez obowigzanego dziatalnosci gospodarczej oraz we wszelkich innych miejscach
ujawnionych przez komornika w zwigzku z wykonaniem zabezpieczenia;

2. uchylit postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalno$ci orzeczeniu

zawartemu w punkcie 1b;



i oddalit zazalenie w pozostatej cze$ci (postanowienie z dnia 9 stycznia 2015 r., k. 910 akt
sprawy o sygn. XX GCo 44/14).

W uzasadnieniu orzeczenia, Sad Apelacyjny podzielit rozwazania Sadu Okrggowego
dotyczace uprawdopodobnienia roszczenia i interesu prawnego, uzasadniajgcych udzielenie
zabezpieczenia. Zazalenie okazalo si¢ zasadnym jedynie w zakresie drugiego z orzeczonych
sposobOw zabezpieczenia, z uwagi na brak sprecyzowania we wniosku zaje¢cia pod wzgledem
podmiotowym i przedmiotowym (uzasadnienie postanowienia z dnia 9 stycznia 2015 r.,
k. 914 — 919 akt sprawy o sygn. XX GCo 44/14).

Pozwem z dnia 1 kwietnia 2014 r. N. AG z siedzibg w Bazylei zainicjowala proces
przeciwko Z. k.s. z siedzibg w Pradze rozpoznawany przez Sad Okregowy w Warszawie pod
sygn. akt XX GC 1117/16. W toku postgpowania Sagd Okr¢gowy dopuscit dowod z opinii
Katedry (...) Uniwersytetu (...) , w ktorej wskazano iz w patencie PL 209 733 B zastrzezono
zastosowanie substancji  4-(4-metylopiperazyn-1-ylometylo)-N-[4-metylo-3-(4-pirydyn-3-
ylo)pirymidyno-2-yloamino fenylo]benzamid lub jej farmaceutycznie dopuszczalne sole,
ktéra to substancja posiada miedzynarodowa niezastrzezong nazwe Imatinib. Jak zaznaczono
w opinii, ten sam zwigzek (substancja czynna), zostat zawarty w produktach Imatinib Zentivy.
Jednakze sama zawarto$¢ substancji czynnej Imatinib w tabletce produktu Imatinib Zentiva
nie $wiadczy o naruszeniu patentu PL 209 733 B, bowiem przedmiotem zastrzezen
patentowych jest zastosowanie medyczne, czyli inna kategoria wynalazku. Natomiast sama
substancja czynna Imatinib zostala zastrzezona w innym patencie, niezwigzanym ze Sprawa.
Biegli we wnioskach wskazali rowniez, ze informacja dotyczaca aktywno$ci imatynibu w
terapii nowotworéw podscieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) zawarta w tresci
opisu patentu PL 209 733 nie umozliwia zastosowania imatynibu w leczeniu adjuwantowym
chorych na GIST przez znawcow (np. lekarzy onkologow). Okreslenie ,terapia
adjuwantowa”, inaczej ,terapia uzupelniajaca”, oznacza terapi¢ nastgpujaca tuz po
doszczetnym leczeniu miejscowym (w przypadku GIST po usunigciu guza pierwotnego w
drodze operacyjnej), ktorej celem jest zmniejszenie ryzyka oraz poprawa czasu przezycia
chorych. Wiedza dotyczaca aktywnosci lekow ukierunkowanych molekularnie w przypadku
zaawansowanych, nieoperacyjnych nowotwordw, nie jest rownoznaczna z wiedza, ze dana
substancja moze by¢ wykorzystana w terapii adjuwantowej. Skuteczno$¢ lekow
ukierunkowanych molekularnie, w tym imatynibu, musi by¢ zawsze wykazana w toku
niezaleznych badan klinicznych dla chorych z nieoperacyjnym i rozsianym nowotworem oraz

chorych po leczeniu operacyjnym w formie leczenia adjuwantowego. Sposob oceny



skutecznosci leczenia oraz populacje chorych uczestniczacych w badaniach roznig si¢
znaczaco od siebie (opinia, k. 1588 — 1602 akt sprawy o sygn. XX GC 1117/16).

W opinii uzupetniajacej z dnia 27 sierpnia 2018 r. biegli odpowiadajac na pytanie,
czy zastosowanie Imatinib Zentiva w leczeniu adjuwantowym dorostych pacjentow z
istotnym ryzykiem nawrotu po zabiegu usunig¢cia Kit (CD 117) — dodatnich nowotworow
podscieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) jest w catosci tozsame z zakresem patentu
powoda PL 209 733, stwierdzili, ze nie jest tozsame. Zdaniem biegtych, skutecznos$¢ lekow
ukierunkowanych molekularnie, w tym imatynibu, musi by¢ zawsze wykazana w toku
niezaleznych badan klinicznych dla chorych z nieoperacyjnym i rozsianym nowotworem oraz
chorych po leczeniu operacyjnym w formie leczenia adjuwantowego. Sposob oceny
skuteczno$ci leczenia oraz populacje chorych uczestniczacych w powyzszych badaniach
roznig si¢ znaczaco od siebie (opinia uzupetniajgca, k. 1669 — 1671 akt sprawy o sygn. XX
GC 1117/16).

Wyrokiem z dnia 16 czerwca 2020 r. Sad Okregowy w Warszawie w sprawie o sygn.
akt XX GC 1117/16 z powoddztwa N. AG z siedzibg w Bazylei przeciwko Z. k.s.
z siedzibg w Pradze o zakazanie naruszen prawa z patentu na wynalazek i usunigcie skutkow
naruszen oraz ustalenie, oddalit powddztwo w catosci (wyrok z dnia 16 czerwca 2020 r., k.
1908 akt sprawy o sygn. XX GC 1117/16).

Od powyzszego wyroku powoddka N. AG z siedzibg w Bazylei wniosta w dniu
14 lipca 2020 r. apelacje, zaskarzajac wyrok w calosci, zarzucajac m.in. naruszenie przepis
art. 233 k.p.c. poprzez jego niewlasciwe zastosowanie i przyznanie waloru wiarygodnosci 1
pelnej mocy dowodowej opiniom sporzadzonym w sprawie przez zespot Katedry(...)
Uniwersytetu (...) dnia 8 stycznia 2018 r. (opinia gléwna) i 27 sierpnia 2018 r. (opinia
uzupehniajaca), ktore stanowily podstawe dla rozstrzygnigcia, podczas gdy opinie te nie
pozwalaja w ocenie skarzacej na odtworzenie metodologii oraz zawieraja liczne uchybienia
merytoryczne, szczegbtowo wymienione w tre$ci zarzutu i uzasadnieniu apelacji (apelacja, k.
1934 — 1963 akt sprawy o sygn. XX GC 1117/16).

Zgodnie z trescig art. 742 § 1 k.p.c. obowigzany moze w kazdym czasie zadaé
uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, ktorym udzielono zabezpieczenia, gdy
odpadnie lub zmieni si¢ przyczyna zabezpieczenia. Jezeli obowigzany ztozy na rachunek
depozytowy Ministra Finansow sumg zabezpieczenia zadang przez uprawnionego we wniosku
o udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie upada. Przepis art. 7541 § 3 k.p.c. stosuje sie

odpowiednio.



Podstawa wniosku o uchylenie lub zmiane postanowienia 0 udzieleniu zabezpieczenia,
musi by¢ odpadnigcie lub zmiana podstawy zabezpieczenia. Z odpadnigciem podstawy
zabezpieczenia bedziemy mieli do czynienia przede wszystkim w razie odpadnigcia interesu
prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, tj. np. gdy wobec zmiany okolicznosci faktycznych
(uzyskanie przez uprawnionego zabezpieczenia materialnoprawnego, polepszenie si¢
kondycji finansowej obowigzanego) nie istnieje juz problem zapewnienia wykonalno$ci
orzeczenia. Zmiana przyczyny zabezpieczenia wchodzi¢ za$ begdzie w gre wowczas, gdy
dotychczasowy sposob zabezpieczenia statl si¢ nadmiernie ucigzliwy dla dluznika, a inny
sposob zapewnia wierzycielowi w pelni nalezytg ochrone (tak: A. J. Komentarz
aktualizowany do art. 742 k.p.c., Lex/el. 2016, Nb 2). Trafnie podnosi si¢ w orzecznictwie, ze
zasadnos$¢ zadania uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia o zabezpieczeniu
uwarunkowana jest wykazaniem zmian, jakie nastgpily w stanie faktycznym sprawy,
stanowigcym podstaw¢ wydania postanowienia (por.: postanowienie Sqdu Najwyzszego z
dnia 23 sierpnia 1989 r., sygn. akt 11 CZ 135/89, Legalis). Opisywany wniosek musi przy tym
zosta¢ nalezycie uzasadniony. Jedynie ogdlnikowe uzasadnienie wniosku nie wystarcza (tak:
uchwata Sqdu Najwyzszego z dnia 16 pazdziernika 1972 r., sygn. akt III CZP 67/72, Legalis).

W ocenie tutejszego Sadu za taka przyczyng uchylenia zabezpieczenia nie moze by¢
z calg pewnos$cig uznany wyrok Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2020 r.,
sygn. akt XX GC 1117/16, uzasadniajacy zdaniem obowigzanej konstatacje, iz 0odpadta
przyczyna zabezpieczenia. W ocenie Sadu, samo wydanie nieprawomocnego orzeczenia nie
jest wykazaniem zmian, jakie nastapity w stanie faktycznym sprawy, ktory stanowit podstawe
wydania postanowienia o zabezpieczeniu. Obowigzana nie wykazala tez, aby odpadt interes
prawny uprawnionej w udzieleniu zabezpieczenia. Zdaniem Sadu Okrggowego,
fakt wydania nieprawomocnego wyroku oddalajacego powddztwo nie moze by¢ postrzegany
przez pryzmat ,zmiany, jaka nastgpitla w stanie faktycznym sprawy”, ktora jest prawem
wymagana dla uwzglednienia wniosku o uchylenie zabezpieczenia. Nadto, jest poza sporem,
ze nieprawomocne wyroki, co do zasady, nie wywotuja skutkow prawnych.

Odnoszac si¢ za$ do kwestii wptywu opinii biegtych z Katedry (...)Uniwersytetu (...)
z dnia 8 stycznia 2018 r. 1 opinii uzupetniajacej z dnia 27 sierpnia 2018 r. na stan faktyczny
sprawy, co miatoby uzasadnia¢ uchylenie zabezpieczenia, stwierdzi¢ nalezy, ze przebieg i
dynamika postgpowania dowodowego skutkujace ujawnieniem dowodoéw 1 faktow
przeciwnych dowodom przedstawionym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie i argumentom
wyrazonym na gruncie uzasadnienia postanowienia o zabezpieczeniu nie stanowig

samodzielnie dostatecznej przestanki uzasadniajacej uchylenie zabezpieczenia. Nie kazda
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bowiem zmiana podstawy faktycznej nastgpujaca w toku procesu, nawet wienczona
wydaniem merytorycznego orzeczenia, winna prowadzi¢ do zastosowania tego przepisu. W
ocenie Sadu nie chodzi
tu bowiem o zmiang jakiegokolwiek elementu odnoszacego si¢ z reguty do stanu faktycznego
sprawy, lecz o zmian¢ okolicznosci wspoiksztattujacych podstawe faktyczng zadania i
to na tyle doniosla oraz obiektywnie zasadna, ze jej wystapienie skutkowa¢ winno odmienng
oceng prawng. Przyjecie pogladu przeciwnego prowadzitoby do mozliwosci podwazenia
udzielonego zabezpieczenia przez obowigzanego za kazdym razem, gdy ujawni fakt
popierajacy jego stanowisko procesowe, co niweczyloby sens istnienia tego rodzaju instytucji,
jaka jest zabezpieczenie. Podkresli¢ nalezy, ze przepis art. 742 k.p.c. nie stuzy autokontroli
ani ponownej ocenie przestanek istniejagcych w chwili wydania orzeczenia o zabezpieczeniu,
lecz uwzglednieniu okoliczno$ci, ktére zaszty pomigdzy wydaniem pierwotnego orzeczenia
0 zabezpieczeniu, a wydaniem postanowienia o jego zmianie badZ uchyleniu. Przepis ten
dopuszcza mozliwo$¢ wydania nowego postanowienia tylko na skutek zmian okolicznosci
sprawy 1 w zakresie, w jakim ulegly zmianie okolicznosci faktyczne sprawy.

Co wigcej, nie sposob traci¢ z pola widzenia okoliczno$ci, ze uprawniona — N. AG
wywiodta apelacje zawierajaca powazne zarzuty odnoszace si¢ do podstawy faktycznej
orzeczenia i kwestionujace wartos¢ przeprowadzonego dowodu z opinii biegltych. Ocena tych
zarzutow, podobnie jak pozostale zarzuty podniesione w apelacji, dotyczace nierozpoznania
istoty sprawy, podlega¢ beda rozpoznaniu 1 ocenie przez Sad Apelacyjny
w Warszawie. Nie jest rola tutejszego Sadu ocena zasadnosci podniesionych w postgpowaniu
gléwnym zarzutow, ani tym bardziej prawidtowosci podejmowanych przez Sad Okregowy
decyzji procesowych. Natomiast wobec wywiedzenia apelacji od nieprawomocnego
orzeczenia, zawierajacej konkretne zarzuty podwazajace wartos¢ dowodowa wydanej
w sprawie opinii biegtych, nawet tak jednoznacznej, jak ta w przedmiotowej sprawie,
zdaniem tutejszego Sadu nie zaistniata zmiana w podstawie faktycznej, ktora uzasadnialaby
przyjecie, iz roszczenie uprawnionej N. AG jest nieuprawdopodobnione.

Majac powyzsze na uwadze stwierdzi¢ nalezato, iz na chwilg obecng brak jest podstaw
do uchylenia zabezpieczenia udzielonego przez Sad Okregowy w Warszawie postanowieniem
z dnia 12 marca 2014 r., sygn. akt XX GCo 44/14.

SSO Agnieszka Matlak



